GILLETTE COMPANY ES GILLETTE GROUP FINLAND

ANTONIO TIZZANO

FOTANACSNOK INDITVANYA
Az ismertetés napja: 2004. december 9.!

I — Bevezetés

1. Jelen gy tirgya a Suomen Korkein
Oikeus (finn legfelsébb birésdg) altal benyj-
tott, a védjegyekre vonatkozé tagéllami jog-
szabdlyok kozel(tésérdl sz616, 1988, december
21-i 89/104/EGK elsd irdnyelv> (a tovab-
biakban: 89/104 irdnyelv vagy egyszeriien:
iranyelv) 6. cikke (1) bekezdése ¢) pontjanak
értelmezésére irdnyuld elézetes déntéshoza-
tali kérelem. A nemzeti birésdg lényegében
azt kérdezi a Birdsigtol, hogy az irdnyelv
értelmében milyen feltételek mellett minésiil
jogszerlinek egy harmadik személy védjegyé-
nek hasznilata.

1 — Eredeti nyelv: olasz.

2 — HL 1989. L 40, 1. 0, magyar nyelvii kiilonkiadds 17. fejezet,
1. katet, 92. o.

II — Jogi hattér

A vonatkozo kozdsségi jog

2. A Kozdsség a — jelen {igy szempontjibot
relevins — 89/104 irdnyelv elfogaddsdval
szabdlyozta a védjegyeket, amely irdnyelv a
tdrgykor egyes vonatkozdsait tekintve a
tagdllamok jogszabdlyait kézeliti egymashoz,
anélkiil azonban, hogy teljes harmonizaciét
végezne.

3. Emlékeztetek mindenekel8tt az irényelv
tizedik preambulumbekezdésére, amely
kimondja, hogy a lajstromozott védjegy 4ltal
nydjtott oltalom rendeltetése kiilondsen
annak biztosftdsa, hogy a védjegyet hordozé
dru vagy a védjegy alatt nygjtott szolgéltatds a
védjegyjogosulttdl szdrmazik.
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4. Jelen gy szempontjdbdl utalni kell

tovabb4 az 5. cikk (1) bekezdésére, amely a
kovetkezéképpen rendelkezik:

»A védjegyoltalom a jogosult szdméra kiza-
rélagos jogokat biztosit. A kizdrdlagos jogok
alapjdn a jogosult barkivel szemben felléphet,
aki engedélye nélkiil gazdasigi tevékenység
koérében hasznal

a) a védjeggyel azonos megjelolést olyan
drulkal, illetve szolgaltatisokkal kap-
csolatban, amelyek azonosak a védjegy
arujegyzékében szerepls drukkal, illetve
szolgaltatdsokkal;

b) olyan megjelolést, amelyet a fogyasztok
a védjeggyel Osszetéveszthetnek a meg-
jelolés és a védjegy azonossiga vagy
hasonldsaga, valamint az érintett druk,
illetve szolgiltatdsok azonossiga vagy
hasonldsdga miatt; az Osszetéveszthetd-
ség magaban foglalja azt az esetet is, ha
a fogyasztok a megjeldlést gondolati
képzettarsitis (asszocidci6) dtjan kap-
csolhatjak a kordbbi védjegyhez.”

5. Jelen gy szempontjabdl alapvets tovabba
a 6. cikk (1) bekezdése, amely az aldbbiak
szerint rendelkezik:
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»A védjegyoltalom alapjin a jogosult nem
tilthat el mdst attdl, hogy gazdasigi tevé-
kenysége korében — az lizleti tisztesség
kovetelményeivel 6sszhangban — hasznélja

¢) avédjegyet, ha az sziikséges az dru vagy
a szolgéltatds rendeltetésének jelzésére,
kiilénosen tartozékok vagy alkatrészek
esetében.”

6. Végerzetiil emlékeztetni kell az 1997. oktd-
ber 6-i 97/55/EK eurdpai parlamenti és
tandcsi irdnyelv® dltal az Gsszehasonlitd
reklamra torténd kiterjesztése miatt médo-
sitott, megtéveszté reklimra vonatkozd
tagédllami torvényi, rendeleti és kozigazgatasi
rendelkezések kizelitésérél szolo 1984, szep-
tember 10-i 84/450/EGK tanécsi iranyelvre *
(a tovabbiakban: a médositott 84/450 irdny-
elv és a 97/55 irdnyelv), amelynek célja az
1. cikk értelmében ,a fogyaszték, a kereske-
delmi, ipari, kézmdipari vagy szabadfoglalko-

3 — HL L 290, 18. o; magyar nyelvii kiilonkiadds 15. fejezet,
3. kétet, 365. o.

4 — HL L 250, 17. o, magyar nyelvli kiilonkiadds 15. fejezet,
1. kotet, 227. o.
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zésl tevékenységet folytaté személyek és
altaldban a nagykozénség érdekeinek
védelme a megtéveszt rekldmmal, valamint
annak tisztességtelen kovetkezményeivel
szemben, valamint azoknak a feltételeknek
a meghatdrozdsa, amelyek mellett az ssze-
hasonlité rekldm megengedett”.

7. A mddositott 84/450 irdnyelv 3a. cikkének
(1) bekezdése eldirja:

»Az Osszehasonlitdst illetden Osszehasonlité
reklim a kovetkezd feltételek teljesiilése
esetén megengedett:

d) nem idézi el§ a piacon a rekldmozénak
és valamely versenytdrsdnak vagy a
reklamoz6 és versenytdrsa védjegyének,
kereskedelmi nevének, egyéb megkii-
onboztets jelzésének, druinak vagy
szolgéltatdsainak 6sszetévesztését;

e) nem rontja vagy becsmérli valamely
versenytars védjegyeinek, keveskedelmi

neveinek, mds megkiilonboztetd jelzé-
seinek, druinak, szolgéltatdsainak, tevé-
kenységeinek vagy koriilményeinek a
hirét;

g) nem haszndlja ki tisztességtelen mddon
valamely versenytdrs védjegyének,
kereskedelmi nevének vagy egyéb meg-
kiilonboztetd jelzésének vagy verseny-
tirs termékek eredetmegjelslésének
hirnevét;

h)  azdrut vagy szolgéltatést nem egy védett
védjeggyel vagy védett kereskedelmi
névvel ellitott dru vagy szolgiltatds
utdnzataként vagy mdsolataként mutatja
be.”

A nemzeli jog

8. Finnorszdgban a védjegyjogot a tavara-
merkkilaki (finn védjegytorvény, a tovébbiak-
ban: tavaramerkkilaki) ® szabélyozza.

5 — A védjegyekrdl sz616, 1964. janudr 10-i 1964/7. sz. torvény.
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9. A tavaramerkkilaki 4. §-4nak (1) bekezdése
a kovetkez6képpen hatdrozza meg a védjegy
jogosultjat megillets kizdrdlagos jogot:

»Az e torvény 1-3. cikke szerinti azon jog,
hogy valakinek az drujin megkiilonbdztetd
megjeldlést helyezzenek el, azt jelenti, hogy a
megjelolés jogosultjan kiviil senki més nem
hasznalhat a kereskedelemben termékeire
vonatkozdan olyan megjeldlést (védjegyet),
amely dsszetévesztést eredményezhet akdr az
arukon, akér azok csomagoldsin, a reklimo-
zésban, Gizleti levelezésben vagy més médon,
beleértve a szébeli hasznélatot is [...].”

10. Ugyanezen torvény 4. §-dnak (2) bekez-
dése kés6bb pontositja:

»AZ els6 bekezdés alkalmazasdban jogosulat-
lan haszndlatnak mindsiil tobbek kozott, ha
valamely személy a piacon az olyan alkatré-
szek vagy tartozékok vagy mds hasonlék
forgalomba hozatalakor, amelyek egy harma-
dik személy &ltal gyértott vagy értékesitett
termékéhez valok, gy utal e harmadik
személy megjel6lésére (védjegyére), hogy azt
a benyomist keltheti, hogy a forgalomba
hozott termék a megjellés (védjegy) jogo-
sultjatél szdrmazik, vagy a jogosult belee-
gyezett a megjelolés (védjegy) haszndlatiba.”

11. Az elézetes dontéshozatalra utalé hatd-
rozatbol kiderill, hogy ez utébbi rendelkezést
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tigy kell értelmezni, mint amely kivételt
képez a védjegyjogosult kizdrélagos jogai
alél, amennyiben nem sériilnek a védjegyjo-
gosult jogai, ha egy személy sajat druinak
forgalmazasa sordn valamely harmadik sze-
mély védjegyét oly médon emliti, hogy nem
kelti azt a képzetet a vdsdrlékban, hogy a
forgalomba helyezett dru a védjegy jogosult-
jatol szdrmazik, vagy ez utdbbi hozzajarult a
védjegy hasznalatihoz.

III — A tényallds és az eljards

12. Az amerikai The Gillette Company
tarsasag a ,Gillette” és a ,Sensor” védjegyek
jogosultja, amelyeket kilonbozd druk —
koztitk borotvdk vonatkozdsiban — lajstro-
moztak Finnorszdgban. E tdrsasdg finn
leanyvallalata, a Gillette Group Finland Oy
(a tovdbbiakban a két tirsasdg egyiittesen:
Gillette) ezen védjegyek kizdrdlagos jogo-
sultja Finnorszégban, ahol kiilénféle borot-
vélkozéshoz haszndlatos késziilékeket, koz-
tilk borotvanyélbdl és cserélhetd pengébél
4ll6 borotvakat, illetve kiilén kaphaté pengé-
ket is forgalmaz.

13. A finn LA-Laboratories Ltd Oy (a
tovibbiakban: LA) tdrsasdg is ugyanilyen
jellegii drukat értékesit Finnorszdgban, vagyis
borotvanyélbsl és cserélheté pengébdl éllé
borotvakat, illetve kiilon kaphat6é pengéket.
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Az emlitett tdrsasig PARASON FLEXOR
védjeggyel ellatott pengéinek csomagoldsin
piros szin{i matricin a koévetkezd sziveg
olvashatd: ,Valamennyi Parason Flexor és
Gillette Sensor borotvanyélhez hasznalhatd”,

14. Az el6zetes dontéshozatalra utald hati-
rozatbdl kideriil, hogy az LA sem védjegy-
licenciaszerz6dés, sem mds szerzGdés alapjan
nem volt jogosult a Gillette védjegyek
haszndlatéra.

15. A Gillette ezért keresetet nydjtott be az
LA ellen a Helsingin kiirdjioikeus (Helsinki
Els6foka Birdsag) el6tt, azt éllitva, hogy az
alperes magatartisa megsértette a ,Gillette”
és a ,Sensor” lajstromozott védjegyeken
fenndllé jogait. A felperes dllispontja szerint
az LA szoban forgd gyakorlata azt a téves
latszatot keltette, hogy arui azonosak vagy
hasonldak a felperes druihoz, vagy hogy az
LA — licenciaszerzédés vagy mds jogalap
révén — jogszertien haszndlhatja az emlitett
védjegyeket.

16. A Helsingin Kkirijioikeus helyt adott
ezen dlldspontnak, és 2000. mércius 30-i
hatdrozatdban kimondta, hogy az LA az
emlitett védjegyeknek az dltala forgalmazott
PARASON FLEXOR borotvapenge csoma-

2.0

golasan térténd haszndlatdval megsértette a

Gillette-nek a tavaramerkkilaki 4. §-dnak
(1) bekezdése értelmében meglévé kizaréla-
gos jogat.

17. A Helsingin kirijdoikeus kizérta, hogy az
tigyben a tavaramerkkilaki 4. §-anak
(2) bekezdésében foglalt kivétel alkalmazhaté
lenne. Ezen kivétel, amelyet a 89/104 irdnyelv
és kiilondsen annak 6. cikke (1) bekezdésének
c) pontja értelmében sziikitd mddon kell
értelmezni, nem az alaptermékre, hanem
csupdn az alkatrészekre, tartozékokra, és
egyéb ilyen jellegli részekre vonatkozik.
Miarpedig a Helsingin kirijioikeus allds-
pontja szerint gy a borotvanyelet mint a
borotvapengét a borotva alapvetd részének
kell tekinteni, ennélfogva nem tartoznak a
kivétel alkalmazési korébe.

18. A finn birdsig tehdt elrendelte, hogy az
LA hagyjon fel eddigi gyakorlatdval, és meg-
tiltotta, hogy djrakezdje, tovdbba elrendelte,
hogy a csomagolésrdl tavolitsa el a ,Gillette”
és a ,Sensor” hivatkozdsokat, semmisitse
meg a Finnorszdgban hasznilatos, e meg-
nevezéseket feltiintetdé cimkéket, valamint
téritse meg a Gillette-nek okozott kart.

19. Az LA ezen hatdrozat ellen fellebbezést
nytjtott be a Helsingin hovioikeus (Helsinki
Legfelsébb Birdsdg) el6tt, amely 2001. mdjus
17-i hatdrozatdval az f{télettel ellentétes
dontést hozott.
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20. A miésodfokon eljaré birésig ugy itélte
meg, hogy a borotvapengéket a tavaramerk-
kilaki 4. §-a (2) bekezdésének értelmében
vett alkatrésznek kell tekinteni. Minden-

esetre a fogyasztd, aki mar birtokdban van

egy GILLETTE SENSOR borotvanyélnek, a
cimkén szerepl§ hivatkozdsnak kdészonhe-
téen tdjékoztatdst kap arrél, hogy ezt a
borotvanyelet nemcsak a Gillette dltal érté-
kesftett pengékkel, hanem a ,PARASON
FLEXOR” pengékkel is lehet haszndlni.
Megallapitasra keriilt tovdbba, hogy az LA
borotvapengék csomagoldsdn jél lithatd
médon fel vannak tiintetve a ,Parason” és
~Flexor” védjegyek, amelyek egyértelmiivé
teszik az druk szdrmazdsit, mig a ,Gillette”
és ,Sensor” védjegyek kisbetlivel szerepelnek
a pengék csomagoldsdn 1évé viszonylag
szerény cimkéken. Ez kizarja, hogy ebben
az esetben mds védjegyénelk gazdasdgi
kihasznéldsardl lenne sz, vagy hogy ez azt
a benyomdst kelthetné, hogy a kilénbdzé
védjegyek jogosultjai gazdasdgi egységet
alkotnak. A mdsodfokon eljaré birésag arra
a kovetkeztetésre jutott tehdt, hogy az LA a
tavaramerkkilaki 4. §-anak (2) bekezdésében
foglalt feltételek kozott hasznélta a Gillette
védjegyeit.

21. A Gillette ezt koveten fellebbezési
kérelmet nydjtott be a Korkein oikeushoz,
amely maga is kétségeket tépldlt a 89/104
irdnyelv 6. cikke (1) bekezdése c) pontjéanak
értelmezésével kapcsolatban.

22. Ennélfogva 2003. méjus 23-i végzésével
ugy hatdrozott, hogy felfiiggeszti az eljarast,
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és el6zetes dontéshozatal céljabdl a kovet-
kez8 kérdéseket terjeszti a Birdsig elé:

»A 89/104 irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének
¢) pontja alkalmazdsaban:

1) Melyek azon kritériumok:

a) amelyek alapjin meghatérozhatd,
hogy valamely terméket alkatrész-
nek vagy tartozéknak lkell-e tekin-
teni; és

b) amelyek alapjin meghatérozhato,
hogy mely, az alkatrészt6l vagy
tartozéktdl eltérd termékek tartoz-
hatnak a fent emlitett rendelkezés

alkalmazasi korébe?

2) Harmadik személy védjegyhasznélata-
nak jogszer(iségét eltéré mddon kell-e
értékelni aszerint, hogy a termék alkat-
résznek vagy tartozéknak mindsiil, vagy
olyan termékrdl van sz6, amely mas
okbél a fent emlitett rendelkezés alkal-
mazési korébe tartozhat?



3)

4)

5)
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Hogyan kell értelmezni azt a kévetel-
ményt, hogy a védjegy hasznilatanak
«sziikségesnek» kell lennie egy termék
rendeltetésének jelzésére? A sziikséges-
ség kritériuma teljesiilhet-e akkor, ha e
rendeltetés jelzése nmagédban, harma-
dik személy védjegyére torténd kifeje-
zett utalds nélkil is lehetséges,
egyszerlien pl. a termék miikédésének
miiszaki elvére szoritkozva? Milyen
jelentéséggel bir e vonatkozdsban az a
tény, hogy a harmadik személy védje-
gyére torténd utalds hidnydban a
fogyaszt6 szdmdra a termék bemutata-
sdnak moédja kevésbé egyértelmiinek
bizonyulhat?

Mely tényezSket kell szdmitdsba venni a
gazdasigi tevékenység korében szokdsos
jogszerit felhasznédldsok értékelése
sordn? Harmadik személy védjegyének
feltiintetése a sajit termékek forgalma-
zasdndl azt sugallja-e, hogy a forgalmazé
termékei a mindség és a miiszaki vagy
egyéb jellemz8k tekintetében megegyez-
nek a védjegy jogosultja dltal forgalma-
zott termékekkel?

Harmadik személy védjegyének haszna-
lata szempontjibdl relevins-e az a tény,
hogy az a piaci szerepld, aki mas
védjegyére utal, az alkatrészeken és
tartozékokon kiviil azt a terméket is

forgalmazza, amelyhez az alkatrészek és
tartozékok valok?”

23. Az igy Kkialakult eljdrds sordn az alap-
eljéras felperese, az Egyesiilt Kirdlysdg Kor-
mdnya, a finn kormdny és a Bizottsig
nydjtott be frisbeli észrevételeket.

24. A 2004. oktéber 21-i fdrgyaldson az
alapeljirds felei, a finn kormény és a
Bizottsdg szdlalt fel.

IV — Jogi elemzés

Bevezetés

25. Amint az ismert, a védjegy alapvetd
rendeltetése — ahogyan azt a 89/104 irdnyelv
tizedik preambulumbekezdése, valamint az
dllandé ftélkezési gyakorlat ® kimondja — az
druk eredetének garantaldsa.

6 — Ldsd tobbek kzott a Birdsdg 102/77. sz. Hoffmann-La Roche-
tigyben 1978, mdjus 23-dn hozott ftéleténck (EBHT 1978,
1139. 0.) 7. pontjit, a C-206/01. sz. Arsenal Football Club-
iigyben 2002. november 12-én hozott fiéleténck (EBHT 2002,
1-10273. o) 51. pontjit, a C-40/01. sz. Ansul-ligyben
2003. mdrcius 11-én hozott (téletének (EBHT 2003, 1-2439.
0) 36. pontjit, valamint a C-245/02, sz. Anheuser-Busch-
tigyben 2004, november 16-4n hozott (téletének (EBHT 2004,
1-10989. 0.) 59. pontjit,
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26. Hogy ezt a feladatot megfeleldképpen
biztosftsa, a védjegy jogosultjdnak meg kell
tudnia akadalyozni, hogy harmadik felek a
védjegyet jogosulatlanul hasznélhassdk, ami
dsszezavarnd a fogyasztékat, mert azt a téves
benyomast keltené bennitk, hogy az adott
drut a védjegy jogosultja dllitotta el6. Az
irdnyelv 5. cikkének (1) bekezdése tehdt
biztositja a védjegy jogosulfja szdmdra a
védjegy hasznélatanak kizdrolagos jogdt.

27. Ezen jog terjedelme ugyanakkor nem
abszoliit. Ugyanezen irdnyelv 6. cikke ugyanis
tgy rendelkezik, hogy bizonyos esetekben a

nem a védjegyjogosult altal eléallitott drun is
jogszertien fel lehet tintetni a védjegyet.

28. Ezen rendelkezés értelmében mds védje-
gyének haszndlata kilénosen aklkor engedé-
lyezett, ha a termék rendeltetését jelzi, e
célbél szitkséges, tovibbd megfelel a gazda-
sigi tevékenység korében torténd jogszerd
felhasznélasnak (a tovabbiakban még: tzleti
tisztesség).

29. A védjegy kizdrdlagos hasznélatinak e
korlatozasat igazolé okokat maga a Birdsdg
mondta ki, Az allandd ftélkezési gyakorlat
értelmében ugyanis ,a védjegyjogosultat a
89/104 iranyelv 5. cikkének értelmében meg-
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illeté jogok hatdsinak korldtozdsa dltal a
6. cikk célja az, hogy a védjegyoltalomhoz
fliz6dé alapvetd érdekeket Osszebékitse az
druk szabad mozgéasdval és a szolgiltatds-
nytjtas kozds piacon meglévé szabadsigéval,
oly médon, hogy a védjegyhez f(iz6d6 jogok
betslthessék alapvetd funkcidjukat a torzu-
lésmentes verseny azon rendszerében, ame-
lyet a Szerzddés célja létrehozni és fenntar-
tani”.”

30. Azt mondhatjuk tehét, hogy a 89/104
iranyelv 5. cikkében foglalt kizérélagos jog
korlitozasaval a (6) cikk (1) bekezdése
¢) pontjanak az a célja, hogy egyenstlyt
biztosftson a védjegyjogosult azon érdeke,
hogy a védjegy teljesen betélthesse a jogosult
elgallitott termékek eredetét biztosité felada-
tat, valamint a t6bbi piaci szereplé azon
érdeke kozott, hogy teljes hozzaférésiik
legyen a piachoz, ugyanakkor nem zdrja ki
— amint azt a Birdsag ftéletében a szabad
mozgésra vonatkozd terjedelmes hivatkozds
megerésiteni latszik —, hogy més érdekek is
szinre keriithetnek.

Az elsd és a mdsodik kérdésrdl

31. Ezek utin térjiink 4t a kérdést elGter-
jesztd birdsag kérdéseire.

7 — Lasd a Biréssg C-100/02. sz. Gerolsteiner Brunnen-figyben
2004, janudr 7-én hozott itéletének (EBHT 2004, I-691. 0.)
16. pontjit és az ott hivatkozott {télkezési gyakorlatot.
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32. Az elsé két kérdéssel, amelyeket egyiit-
tesen fogok vizsgdini, a kérdést elSterjesztd
birésag lényegében arra keresi a valaszt, hogy
melyek azok a kritériumok, amelyek révén a
89/104 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének
c) pontja alkalmazdsiban megkiilonboztet-
het6k az alaptermékek a tartozékoktdl és az
alkatrészekt6l, illetve amelyek segitségével
meghatérozhatdé, hogy az alkatrészeken és
tartozékokon kiviil mely egyéb 4ruk tartoz-
hatnak még az emlitett rendelkezés alkalma-
zdsi korébe. Mindez annak meghatdrozésa
céljdbol, hogy ezen egyéb druk vonatkozasa-
ban a harmadik személy védjegye feltiinteté-
sének jogszerliségét mds médon kell-e érté-
kelni, mint az alkatrészek és tartozékok
esetén.

33. Amint azt fentebb ldttuk, annak a
feltétele, hogy a harmadik személy védjegye
valamely drun jogosan keriiljén feltiintetésre,
az, hogy a védjegy feladata az dru rendelte-
tésének jelolése, és nem pedig az dru
eredetének megjelolése legyen.

34. Ugy vélem, hogy ebbél a nézépontbdl
annak a lehet8sége, hogy mds védjegyének
haszndlatdra a rendeltetés jelolése céljabol
keriiljon sor, anélkiil hogy utalds térténne az
eredetre vonatkozéan, lényegében minden
aru vagy szolgiltatds vonatkozdsdban
hasonld.

35. Persze ez az eset gyakrabban fordul el6 a
tartozékok és alkatrészek vonatkozdsaban,

amelyek az alaptermékkel egyiitt hasznalato-
sak, amely az esetek nagy részében csakis a
védjegyén keresztiil azonosithatd. Elegendd
csak a brit kormdny dltal idézett példakra,
egy kifejezetten a Volkswagen Polo gépko-
csikhoz gydrtott kipufogdcesére vagy bicikli-
tartéra gondolni. Mdsrészt ugyanez a hely-
zet dllhat fenn két olyan dru vonatkozasiban
is, amelyek hasznalhaték egyiitt, de egyik a
midsiknak nem tartozéka vagy alkatrésze.
Tovédbbra is a brit kormény példdibdl kiin-
dulva, gondoljunk egy, az Alfa cég A4ltal
gyartott szamitogépre és egy, a Béta cég dltal
létrehozott operdciés rendszerre, amelyek
egyméssal kompatibilisek. Ez esetben nincs
sz6 sem tartozékokrdl, sem alkatrészekrdl,
mivel mindkét termék ondlléan létezik.
Mégis indokolhatd, ha az érdekelt véllalkozas
kozli a vasdrlokozonséggel, hogy termékének
lehetséges rendeltetése a mdsik vallalkozés
terméke, és forditva.

36. Ugy vélem tehat, hogy a vizsgdlt ko-
riilmény alapjin f6szabdlyként egyetlen arat
vagy szolgdltatist sem lehet kizdrni az
irdnyelv 6. cikke (1) bekezdése ¢) pontjanak
alkalmazdsi korébél. Tehat akdr alaptermék-
18l, tartozékrol vagy alkatrészrél van is szé,
ha a harmadik fél védjegyének feltiintetése
sziikséges a rendeltetés megjeldléséhez, az
imént targyalt feitételt teljesiiltnek kell
tekinteni,
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37. Ugy vélem, ezt az értelmezést tobb érv is
alitdmasztja. A vizsgdlt rendelkezés szovegé-
b6l kiindulva megjegyzem, hogy a tartozé-
‘kokra és alkatrészekre torténd utalds elétt
szerepel a ,killénosen” Kkifejezés. Ez aira
enged kovetkeztetni, hogy a kizdrélagos jog
korldtozasa vonatkozhat olyan drukra is,
amelyek nem tartozékok vagy alkatrészek,
anndl is inkdbb — amint arra a Bizottsig
emlékeztet —, mert a Bizottsig 4ltal el6ter-
jesztett irdnyelvjavaslat ezt a lehetéséget
egyértelmiien kizdrta, 4m az kés6bb épp ezen
a ponton keriilt médositisra. ®

38. Mdsrészt — amint azt az Egyesiilt
Kirdlysig Kormdnya megjegyezte — a ren-
delkezés sz6vege nemcsak az druk, hanem a
szolgéltatdsok rendeltetését is emliti, ame-
lyek vonatkozdsaban nehezen képzelhetSk el
tartozékok vagy alkatrészek.

39, Alldspontom szerint mindez azt erdsiti
meg, hogy az irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésé-
nek c¢) pontja alkalmazdsdban az drut nem
kell elézetesen mint alapterméket, tartozékot
vagy alkatrészt mindsiteni, mivel minden
esetben az az alapveté Lkérdés, hogy a

8 — A védjegyekre vonatkozd tagdllami jogszabilyok kozelitésérsl
526016 els irdnyelvaek a Bizottsdg élta§]980. november 25-én
cI(’iter{esztett javaslata gy rendelkezeit, hogy ,a védjegyen
fenndlld jog nem teszi lehetdvé annak megliltdsit, hogy
harmadik személy a gazdasigi tevékenysége korében [...] ¢)
tarlozékok vagy alkatrészek rendeltetésének jelzésére hasznél-
hassa a védjegyet [...]" (FIL 1980. C 351, 1. 0.).
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harmadik személy védjegyének haszndlata
szitkséges-e az dru (vagy szolgdltatds) ren-
deltetésének jelzésére, és hogy ez nem kelt-e
OsszetéveszthetGséget az dru eredetére vonat-
kozéan.

40. Ha pedig {gy van, nem ténik szitkséges-
nek, hogy a Bir6sag jelen esetben dontson az
alaptermék meghatdrozdsdnak, valamint
annak a tartozékitdl és alkatrésztdl torténd
megkiilonboztetésének a kritériumairdl, aho-
gyan azt az elsd kérdés felveti.

41. Ennélfogva azt javasolom, a Birdsig azt a
vélaszt adja az elsé és a masodik kérdésre,
hogy mivel a 89/104 irdnyelv 6. cikke
(1) bekezdése c) pontjénak alkalmazisa
célidbol csupan azt kell meghatdrozni, hogy
a harmadik személy védjegyének feltiintetése
szitkséges-e az dru (vagy szolgiltatds) ren-
deltetésének jel6léséhez, és hogy ez nem
kelt-e dsszetéveszthetdséget az dru eredetére
vonatkozoéan, a védjegyhasznalat megenged-
hetéségére vonatkozé feltételek nem kiilén-
boznek aszerint, hogy alaptermékrél, tarto-
zékrdl vagy alkatrészrdl van-e sz6.

A harmadik kérdésrél

42. Harmadik kérdésével a nemzeti birésag
lényegében azt kérdezi, hogy mely tényezd-
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ket kell tekintetbe venni annak értékelése
sordn, hogy egy harmadik fél védjegyének
hasznalata az irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésé-
nek c) pontja alkalmazasiban ,sziikséges”-e
valamely 4ru rendeltetésének jelzésére.

43. A Birésighoz benyijtott, a harmadik fél
védjegye haszndlatinak sziikségességérol
sz0l6 észrevételeikben a beavatkozdk két,

meglehetésen eltérd értelmezést mutatnak
be.

44. Az Egyesiilt Kirdlysdg Kormdanyédnak
dllispontja szerint a szdvegben szerepls
feltételt teljesitettnek kell tekinteni, ha a
mds védjegyének emlitése ,hathatés és pon-
tos eszkoz”® ahhoz, hogy a potencidlis
visdrlokhoz eljuttassa az dru rendeltetésére
vonatkozé informécidkat.

45. E vonatkozdsban az emlitett kormdny
emlékeztet arra, hogy a széban forgo rendel-
kezés célja az, hogy lehetévé tegye a torzu-
ldsmentes verseny fejlédését, és hogy a fenti
feltétel tulsdgosan merev értelmezése a

9 — Az Egyestilt Kirdlysig Kormdnydnak credeti, angol nyelvi
észrevételében: ,[...] an efficient and accurate means™.

rendelkezés hatékony érvényesiilésének
sérelméhez vezetne.

46. Az Egyesiilt Kirdlysdg allaspontja szerint
ugyanis ha azt a feltételt, hogy a mas
védjegyének emlitése sziikséges legyen, csak
akkor lehetne teljesiiltnek tekinteni, ha
semmilyen mis médon nem lenne lehetséges
azon informdécidk koézlése, amelyekre a po-
tencidlis vdsarlénak sziksége van az 4ru
rendeltetésének megértéséhez, fennallna
annak a veszélye, hogy a vizsgalt rendelkezés
gyakorlatilag sosem lenne alkalmazhaté.
Ugyanis szinte minden esetben van lehetéség
arra, hogy a mds védjegyének emlitése helyett
alternatfv mddot taldljanak az adott 4ru
rendeltetésének jelolésére, példaul azon aru
fajtdjanak képe vagy miiszaki lefrdsa segitsé-
gével, amellyel a kérdéses drut hasznalni
szoktdlk.

47. Ugyanezen Aallispontra helyezkedik a
finn kormdny és a Bizottsig, amelyek szi-
méra a harmadik személy védjegyét magin
viseld dru potencidlis vdsarldinak jellemz6i is
fontosak. Annak meghatirozdsa ugyanis,
hogy mit ,sziikséges” kozolni, kiilonbdzik
aszerint, hogy az drut végfogyasztGknak vagy
miés villalkozdsoknak szdnjdk. Miszaki le-
frasok kizdrdlag a mdsodik esetben tudnak
megfelelé médon kézvetiteni az dru rendel-
tetésére vonatkozd informdciokat, anélkiil
hogy ,szilkséges” lenne a mds védjegyének
emlitése. Az dtlagfogyaszté szdméra ugyan-
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akkor az ilyen utalds hidnya megnehezitené
az aru rendeltetésének megértését, hacsak
nem léteznek “dltaldnosan ismert miszaki
szabvinyok, amelyek az atlagfogyaszté sza-
méra is lehet6vé teszik az érdeklédését
felkeltd 4dru rendeltetésének megfelelé meg-
értését. Ahogy az a tdrgyalds folyamédn
elhangzott: ilyen a gumiabroncsok esete,
amelyek tekintetében léteznek kdnnyen meg-
érthet6 kodok, amelyek lehet6vé teszik a
potancidlis vasarlé szdméra, hogy tudomdst
szerezzen arrdl, melyek az autdja szdméra
gyartott modellek.

48. Teljességgel ellentétes ezzel a Gillette
allaspontja, amely a vizsgalt feltétel szigortian
és kizardlag gazdasdgi Osszefiiggésben tor-
ténd értelmezése mellett 4ll ki, Véleménye
szerint a més védjegyének hasznalatit csak
akkor lehet ,szitkségesnek” tekinteni, ha a
felhaszndlé szdmdra ez az egyetlen lehetdség
arra, hogy drujat ésszerii gazdasdgi feltételek
kozott forgalmazza,

49, Jelen tigyre alkalmazva ezt az lldspontot
a Gillette megéllapitja, hogy az LA pengéket
nem kizarélag a Gillette borotvanyelekhez,
hanem az LA éltal gyartott, valamint —
ahogyan az a targyalds sordn is kideriilt —
mds markdja borotvanyelekhez is szdnjak. A
Gillette allaspontja szerint ebbél az kévetke-
zik, hogy az LA pengéknek akkor is meg-
lenne a piachoz valé hozzéférésiik, és elfo-
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gadhat6 gazdasdgi feltételek kozott lehetne
értékesiteni 8ket, ha csomagoldsukon nem
lenne feltiintetve, hogy a Gillette &ltal
eldallitott borotvanyelekhez is illeszkednek.

50. Més lenne a helyzet, ha az LA pengék
egyéb rendeltetésének jelzése nem lenne
lehetséges a fenti védjegyek emlitése nélkiil,
mert abban az esetben egydltaldban nem
volna kereslet a kérdéses pengék irdnt,
kovetkezésképpen kizart lenne béarmiféle
egyéb, gazdasdgilag elfogadhaté feltételek
kozott megvaldsithatd lehetéség. De a jelen
{igyben — hangsulyozza a Gillette — nem
errél van sz6, hiszen az LA maga is gyart
borotvanyeleket, borotvapengéi tehit nem
lennének megfosztva a piachoz valé hozza-
férés lehet6ségétsl az olyan tilalom kdvet-
keztében, amely szerint csomagoldsukon
nem lehet feltiintetni a Gillette védjegyeit.

51. Ami engem illet, szdmomra konnyen
belthat6, hogy a Gillette dltal bemutatott
dlldspont — tgy tlinik — kozelebb 4ll az
irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének
c) pontjahoz, amely nem a miés terméke
hasznéilatdnak ,hathat6ssdgar6l”, hanem
annak ,szitkségességérol” beszél; és e két
kifejezés nyilvdnvaléan nem szinoniméja
egymdsnak.

52, Misrészt gy tlinik, a fent emlitett
rendelkezés végleges szovege, valamint a
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Bizottsdg dltal elSterjesztett javaslat kozotti
kiilénbség is ezt tanusitja. '° Hiszen ez utébbi
ugy rendelkezett, hogy a harmadik felek
haszndthassik mds védjegyeit ,tartozékok
vagy alkatrészek rendeltetésének megjelsiése
céljabol” '; mig a végleges véltozatban, aho-
gyan lattuk, az 4ll — szigoribb médon
megfogalmazva —, hogy a hasznalat akkor
engedélyezett, ,ha a [...] rendeltetés jelzésére
sziikséges”.

53. Miutdn ezt kimondtuk, az a kérdés, hogy
a vita korldtozédhat-e a széban forgé ren-
delkezés egy kiemelt részének filoldgiai elem-
zésére, vagy ellenkezéleg: a vitinak e rendel-
kezés jelentését, terjedelmét és az 4ltala
felllitott célt is atfogdan fel kell 6lelnie.

54. Még pontosabban az a kérdés, hogy a
védjegy védelmét, amely vitathatatlanul az
irdnyelv alapvetd célja, egyediil a védjegyjo-
gosult igényeire vald tekintettel kell-e érté-
kelni, és hogy e védelem — amint azt a Gillette
szorgalmazza — csakis olyan korlitozésok-
nak vetheté ald, amelyek gazdasigi szinten
szigortan elengedhetetlenek ahhoz, hogy
més véllalkoz6k szdmadra is lehetévé véljék a
piacon val6 hatékony részvétel, vagy pedig a

10 — Az 5. cikk c) pontja, hivatkozds a 8. pontban,
11 — Kiemelés télem.

6. cikk (1) bekezdésében foglalt eltérés az
egyéb igények figyelembevételét is magiban
foglalja.

55. Szdmomra éppen gy t(inik, hogy ez a
rendelkezés megnyitja az utat azon értékek
és érdekek el6tt, amelyekrdl kifejezetten nem
tesz emlitést, 4m amelyektdl 4ltalanosabb
nézdpontbél nehéz eltekinteni. Annal is
inkdbb, mert ezekre a Birésdg fentebb
hivatkozott itélkezési gyakorlata is utal (l4sd
a 29. pontot), amikor megéllapitja, hogy a
6. cikk (1) bekezdése ,arra irdnyul, hogy a
védjegyoltalomhoz fliz6d6 alapvets érdeke-
ket Gsszebékitse az druk szabad mozgésdval
és a szolgdltatdsnydjtis kozos piacon meg-
lév6 szabadsdgdval, oly médon, hogy a
védjegyhez f{iz8dS jogok betdlthessék alap-
veté funkcidjukat a torzuldssmentes verseny
azon rendszerében, amelyet a Szerzddés célja
létrehozni és fenntartani”,

56. Amint azt a Birésdg helyesen kiemeli: két
kiiténbdz6 érdek dsszehangoldsirdl van szé,
amelyek mindegyike egyébirant arra iranyul,
hogy biztositsa a torzuldsmentes verseny
rendszerét, ennélfogva végsd soron biztositsa
a fogyaszté azon jogdt, hogy tobb, egymassal
felcserélhetd dru kozott valaszthasson. Mas-
képp fogalmazva: gy kell tekinteni, hogy a
védjegyjogosult gazdasdgi érdekeinek védel-
mén kiviil az irdnyelv a fogyaszték vélasz-
tasdnak lehet6ségét is biztositani kivanja,
lehet6vé téve szdmukra nemcsak azt, hogy
biztosak legyenek az druk eredetét illeten,
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hanem azt is, hogy teljes mértékben élvez-
hessék az dtlagos sziikségletet kielégit6 aruk
kozott fenndllé versenyhelyzetbél szarmazé
elényoket.

57. Mivel a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt
kivétel célja e kiillonb6zs érdekek Ossze-
hangoldsa, ebb6l az kivetkezik, hogy rendel-
kezés 4tfog6bb elemzésének Osszefliggésében
— amelyre az imént utaltam — nem lehet az
irdnyelv egyetlen részletébdl levezetett szo-
vegalapit érvre hivatkozni ezen. érdekek
egyikének kiemelése és mds érdekek kizdrdsa
céljdbol, mert a rendelkezés célja — a Birdsag
dlldspontja szerint — az, hogy a kiilénféle
érdekeket egyeztesse.

58. Ugy vélem egyébirdnt, hogy a széban
forgd killonbdzd igények figyelembevételé-
nek és — a lehetd leghatékonyabb — dssze-
egyeztetésének kovetelménye megint csak a
kozosségi itélkezési gyakorlathdl és kiillono-
sen a kozismert BMW-itéletb6l'® ered,
amelyben a Bir6sdg a védjegyjogosult védel-
ménelc igényét Osszeegyeztette a fogyasztd
védelmének elvével, a tigabb versenyhelyzet
és a szdméra biztositanddé informdcidk tel-
jességére valé tekintettel.

12—A Bfrésé.g C-63/97. sz. BMW-iigyben 1999. februdr 23-én
hozott itélete (EBHT 1999, 1-905. 0.).
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59, Emlékezetetek arra, amennyiben az rele-
vdns a jelen iigy szempontjabol, hogy az
imént emlitett esetben egy, a BMW-halézat-
hoz nem tartozé autGszerelé mihely tulaj-
donosa BMW markdji auték javitasat
végezte, és hirdetéseiben feltiintette azt a
tényt, hogy ,BMW -specialista”. A BMW tgy
vélte, hogy ez a magatartds nem tartozik az
irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének
c) pontjaban foglalt kivétel ald, ennélfogva a
BMW-t megilleté kizdrdlagos jog megsérté-
sének kell tekinteni. Allispontja szerint,
mivel tevékenysége gazdasagi hasznossaga-
nak nézépontjabél a villalkozé hatékonyan
nydjthatott javitdsi szolgdltatdsokat anélkiil
is, hogy bérmilyen meghatdrozott autémar-
két (tehdt akdrmilyen mdarkit) megnevezett
volna, a BMW mérka emlitése nem elégitette
ki a hivatkozott rendelkezés éltal el6irt
sziikségességet.

60. Mirpedig a kérdéses feltétel ilyen értel-
mezése, amely, igy vélem, nem tér el a jelen
tigyben a Gillette dltal bemutatott értelme-
zést6l, lathatéan nem nyerte el a Birdsdg
tetszését. A Birdsag ugyanis ahelyett, hogy az
autdszereld mihely tulajdonosénak kereske-
delmi hasznossdgét vizsgdlta volna, és elte-
kintett volna a BMW mdrkara torténd
utaldstdl, kizdrélag annak sziikségességét
vette figyelembe, hogy az 4ru potencidlis
visarléi a lehetd legteljesebb informdacidkhoz
jussanak.

61. A Birdsig mindenekeltt megjegyezte,
hogy ,a [BMW védjegy] haszndlatdnak célja a
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szolgéltatis tdrgydt képezd termékek ezen
szolgaltatdsok rendeltetésének meghatdro-
zdsa céljibdl torténé azonositdsa”, majd
hozzatette, hogy ,ha a fiiggetlen kereskedd
BMW autdk karbantartdsat és javitdsat végzi,
vagy e személy ténylegesen ezen teriiletre
szakosodott, ezt az informdcidt ténylegesen
nem tudja a BMW védjegy haszndlata nélkiil
kozélni az dgyfeleivel” 12,

62. Ily mddon a Birdsig osztotta a Jacobs
fétandcsnok dltal ezen iigyben ismertetett
inditvanyban'* bemutatott &lldspontjat,
amelyben azt emelte ki, hogy az iigyben
felmeriilé kérdés lényegében az, hogy egy
keresked6 a fenti kériilmények kozott ,sza-
badon megjelélheti-e az ltala nytjtott szol-
galtatdsok jellegét” °. Gondolatmenetében a
fétandcsnok egészen azon megallapitasig
jutott, hogy ,ezen védjegy haszndlatdnak
megtiltisa [a jelen tigyben] a piaci szerepld
szabadsdgdnalk jogtalan korldtozds[4t valdsi-
tana meg]” ',

63. En gy litom, hogy ezen {télkezési
gyakorlatbdl a vizsgalt feltétel kevéshé merev

13 — Lisd a fent hivatkozott BM\V-fiélet 59. és 60. pontjét.

14 — 1998. dprilis 2-dn elGterjesztett inditvdnydban Jacobs G-
tandcsnok, miutdn irredlisnak” ftélte azt az alldspontot,
miszerint az autdszereld anélkiil is ajanthatta volna szolgdl-
tatdsait, hogy sziiksége lett volna az autdé mirkdjinak
fellintetésére, kijelentette, hogy ,ha ténylegesen a BMW
autok karbantartdsdra és javitdsdra szakosodott, nehezen
érthetd, hogyan kozothetné ezt a koriilményt a BMW
megjeldlés haszndlata nélkiil”. (54. pont).

15 — Lisd a fent hivatkozolt indftviny 54. pontjat.
16 — Lisd a fent hivatkozott indftviny 55. pontjdt.

értelmezése kovetkezik, mint ahogy azt a
Gilette 4llitja. E feltétel valéjdban pusztén
azon tény révén teljesiil, hogy a mds védje-
gyének hasznilata az egyetlen hathatés
moédja azon drukér kiszélesitésének, amely-
b6l a potencidlis vasarlé vélaszthat.

64. Ezen értelmezést a most vizsgalt esetre
vonatkoztatva azt a kévetkeztetést vonhatjuk
le, hogy ha a Gillette védjegyek nem lenné-
nek feltiintetve az LA pengék csomagoldsan,
a fogyasztok mds médon nem szerezhetné-
nek tudomést az ezen druk és a Gillette
borotvanyelek kozétt objektive 1étez kom-
patibilitdsrél, és {gy fenndllna annak a veszé-
lye, hogy elesnek egy, a kereskedelmi vélasz-
tisukra nézve hasznos informaciétdl. Ennél-
fogva ha ez lenne az egyetlen mdd ezen
informécié nytjtdsdra, a Gillette védjegyek
haszndlatdt az irdnyelv értelmében véve
»sziilkségesnek” kellene tekinteni.

65. Természetesen a nemzeti birésdg fel-
adata lenne, hogy feloldja ezt a kérdést,
vagyis meggy6z6djon arrél, hogy a Gillette
védjegyeknek az LA pengék csomagoldsin
torténd feltiintetésének hidnyiban a poten-
cidlis vdsirlék egyéb mddon ténylegesen
informdci6hoz juthatnak ezen pengéknek a
Gillette borotvanyéllel torténd hasznédlatdnak
lehet6ségérdl. A Gillette védjegyeinek hasz-
ndlata nem lenne példdul szitkséges, ha a
borotvanyelek és pengék kozotti kompatibi-
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litds jelzésére léteznének a fogyaszték sza-
méara ismert miszaki szabvdnyok (mint
példaul az imént hivatkozott gumiabroncsok
esetében),

66. A fentiekben foglaltakat kovetGen és
miutén kinyilvdnitottam az imént bemutatott
megoldés iranti részlehajldsomat, el kell
ismernem, hogy amellett, hogy nem lehet
teljesen elhdritani a Gillette dltal felhozott
dltalanos jellegi kifogdsokat (a védjegyjogo-
sult védelmének tiilzott mértéki szlikitése),
ez a megoldds — alkalmazdsa sordn —
mindenképpen nagy bizonytalansagi jaték-
teret enged. Am ezen kovetkezmény eldl
véleményem szerint nehéz kitérni, ha a vitat
tovdbbra is a sziikségesség vizsgdlatara kor-
latozzuk, elszigetelve azt a 6. cikk (1) bekez-
désében foglalt tobbi feltételtsl, és — amint
mar emlitettem — a rendelkezés vonatkozé
részérdl folyé filolégiai eszmefuttatdsra kor-
latozva.

67. Més a helyzet azonban, ha tekintethe
vessziik azt a tényt, hogy a vizsgalt rendelke-
zés nem csupdn e vizsgdlatot frja eld, hiszen
ezt kiséri, s6t ezzel szorosan Osszefiigg a
szitkségesnek vélt védjegyhaszndlat pontos
feltétele (vagyis a jogszertl felhasznilasok
betartdsa). Mds szoval: az a tény, hogy e
feltétel értelmezése kiilondlls el8zetes don-
téshozatalra elSterjesztett kérdés, nem térit-
heti el a gondolatmenetet olyan irdnyba,
hogy emiatt szem eld! tévessziik a rendelke-
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zés killonbdz6 részei kozott meglévé kozvet-
len kapcsolatot, amely, éppen ezen oknél
fogva, mindegyik rész értelmezésére hatdssal
van.

68. Marpedig tigy vélem, azt a bizonytalan-
sagi jatékteret, amely, ahogy az imént emii-
tettem, elkeriilhetetlen kiséréje a sziikséges-
ség vizsgdlatdnak, épp a védjegyhaszndlat
feltételeinek és modjainak vizsgdlata révén
lehet megsziintetni, mégpedig a 6. cikk
(1) bekezdésében jelolt médon. Eppen e
vizsgélat 4ltal megvélaszolhaté az a jogos
aggodalom, miszerint a sziikségesség feltéte-
lének kevésbé szigort értelmezése a véd-
jegyoltalom sérelméhez vezethet.

69. Minél szigortbb a fent hivatkozott fel-
tételek vizsgilata, annal kénnyebb ilyen
értelmezésre jutni. Ugyanakkor éppen e
vizsgilat konkrétabb teriiletén lehet majd
jobban értékelni a védjegy haszndlatdnak
tényleges ,sziikségességét”, és eloszlatni —
ha tgy adddik — azon kételyeket, amelyek
elvontan mindig felmeriilhetnek e tekintet-
ben.

70. Egyébirdnt a most vizsgélt kérdés vonat-
kozasdban maga a Birdsdg nem egymdst
kovetd és elszigetelt vizsgdlatokat végzett,
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vagyis elészér ,mérlegelve” a harmadik
személy védjegye hasznélata ,sziikségességé-
nek” fokat, majd megvizsgalva, hogy az ilyen
hasznélat megfelel-e a ,az iizleti tisztesség-
nek”. Ehelyett a Birésdg egységes megkoze-
litést alkalmazott, amelyben, Ggy vélem, a
hangsily nem annyira a ,sziikségesség” meg-
hatdrozdsén volt, mint inkdbb az iizleti
tisztesség tiszteletben tartdsan, amely barmi-
féle, a termék eredetére vonatkozd 6ssze-
tévesztés elkeriilésének — és ezzel a védjegy-
jogosult védelmének — szempontjdbol meg-
hatarozé. 7

71. Tehat kizdrélag a fenti pontositasok
alapjan azt javasolom a Birdsdgnak, hogy az
elézetes dontéshozatalra elSterjesztett har-
madik kérdésre azt a vilaszt adja, hogy a
védjegynek a nem védjegyjogosult harmadik
személy altali hasznélata akkor sziikséges az
e személy dltal forgalmazott termék rendel-
tetésének jelzésére, ha ez a haszndlat az
egyetlen rendelkezésre ll6 eszkdz arra, hogy
a véasarlokozonséget érthetben és teljes ko-
riien tdjékoztassdk a termék rendeltetésérsl,

A negyedik kérdésrol

72. Es ezzel elérkeziink a ,gazdasigi tevé-
kenység korében szokdsos iizleti tisztesség”

17 — Lasd a fent hivatkozott BMVY-itélet G1. és azt kivets pontjait,
valamint a kapesolédo inditviny 55. és 56. pontjit.

kifejezés értelmezéséhez, amelyet a nemzeti
birésig az el6zetes dontéshozatalra irdnyulé
negyedik kérdésével kér a Birdsdgtél, mivel a
89/104 iranyelv 6. cikkének (1) bekezdése
ehhez a feltételéhez kiti a mas védjegyének
harmadik személy altali hasznalatt.

73. E tekintetben emlékeztetek arra, hogy az
dllandé itélkezési gyakorlat értelmében ,az
lizleti tisztesség feltétele [...] valéjaban a
védjegyjogosult jogos érdekében torténd
tisztességes eljards kotelezettségét fejezi
ki” ', Miutédn ezt kimondtuk, meg kell még
hatdroznunk ezen kételezettség terjedelmét,
mivel ennek pontos meghatirozdsa nem
taldlhaté meg a 89/104 irdnyelvben,

74. Ugy vélem, ezt a kérdést mdr a Birdsag
vonatkozé ftélkezési gyakorlata alapjén meg
lehet vélaszolni, amelybé] kiemelheték a
kérdéses kotelezettség terjedelmének meg-
hatdrozdsira alkalmas elemek. A Birdsig
ugyanis kimondta, hogy harmadik fél nem
hasznilhatja més védjegyét ,ha az dgy
torténik, hogy azt a benyomdst keltheti, hogy
a viszonteladd és a védjegyjogosult kozott
kereskedelmi kapcsolat van, és kiilondsen
[...] hogy a két vallalkozds kozott kiilonleges
kapcsolat 4ll fent”'®. A Birésdg ezenkiviil
megjegyezte, hogy a harmadik személy véd-

18 — Ldsd a fent hivatkozott BMW-ftélet 61. pontjst, valamint a
Gerolsteiner Brunnen-ftélet 24. pontjit,

19 — Lisd a feat hivatkozott BMW-télet 64. pontjit.
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jegyét felitintetd vallalkozés ,nem tehet szert
jogosulatlan el8nyre a védjegy megkiillonboz-
tetd Lépességéb6l vagy jé hirnevébél”, Az
elény kiildndsen akkor jogosulatlan, ha
annak eredményeképpen a potencidlis vasar-
l6kban azt a benyomdst kelti, hogy a
védjegyjogosult és az arut eléallité véllalko-
zés kozott kapesolat van, 2

75. Nemcsak az ftélkezési gyakorlat, hanem
— amint azt maga a kérdést elSterjeszts
birdsdg, tovdbbd az Egyesiilt Kirdlysig Kor-
mdnya és a Bizottsig javasolja — a meg-
téveszt$ és Osszehasonlité reklamra vonat-
koz6 kozosségi rendelkezések és kiilondsen a
97/55 irdnyelvvel mddositott 84/450 irdnyelv
is hasznos irdnymutatdsokkal szolgél.

76. Ez utébbi irdnyelv 13-15. preambulum-
bekezdéséb6l ugyanis az kévetkezik, hogy a
89/104 irdnyelv 5. cikke altal a védjegyjogo-
sultra ruhdzott kizdrolagos jog nem sériil
abban az esetben, ha harmadik fél e védjegyet
a 97/55 irdnyelv 5. cikkében meghatdrozott
feltételek tiszteletben tartdsédval haszndlja.

20 — Lasd a fent hivatkozott BMW-ftélet 52. és 53. pontjit.
Pontositanom kell, hogy az itt kifejtett gondolatmenet a
89/104 iranyelv 7. cikkének (2) bekezdésére vonatkozik;
mindazonéltal az ftélet 62. és 63. pontjaban a Birdsig
megdllapitotta, hogy ugyanezen megallapitisok ,alkalmazan-
dék mutatis mutandis” a 6. cikk (1) bekezdésére.
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77. Ebb6l kévetkezik, hogy ha a védjegy
emlitése Altal tovdbbitott lizenet a meg-
tévesztd és 6sszehasonlité reklimrdl szélé
rendelkezések értelmében jogszerfi, akkor
tigy kell tekinteni, hogy tiszteletben tartottak
a 89/104 irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésében
foglalt ,iizleti tisztességet”.

78. Mindazondltal a mddositott 84/450
irdnyelv 3a. cikke éltal (amelyet a 97/55
irdnyelv 1. cikkének (4) bekezdése iktatott
be) az 6sszehasonlitd reklam jogszertiségéhez
eléirt — és a jelen tigy szempontjébél relevans
— feltételek nem kiilonboznek alapvetSen a
Birésdg hivatkozott itélkezési gyakorlatdbdl
levezethet feltételektdl. Tulajdonképpen az
szilkséges, hogy a rekldm ne idézze el§ a
piacon a rekldmozo6nak és valamely verseny-
tarsdnak 8sszetévesztését d) pont), valamint
ne haszndlja ki tisztességtelen médon vala-
mely versenytdrs védjegyének jé hirnevét
g) pont).

79. A fent hivatkozott {télkezési gyakorlathél
és a 84/450 irdnyelv rendelkezéseibdl tehdt az
kdvetkezik, hogy mindenképpen jogszeriitlen
mds védjegyének olyan mddon torténd hasz-
nilata, amely az dru eredetét illetden alkal-
mas a potencidlis fogyaszték megtéveszté-
sére. Ezen fogyasztokban nem lehet azt a
benyomdst kelteni, hogy az dru a védjegy
jogosultjahoz kapcsolédik, és ennél fogva
ugyanolyan mingségd, mint az éltala el6alli-
tott aruk.
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80. A finn korménynak és az Egyesiilt
Kirdlysig Kormdanyénak ugyanakkor az az
ellenvetése, hogy amikor valamely villalko-
zds mds védjegyét tiinteti fel a sajat drujan,
nem sziikségszer(ien azt akarja dllitani, hogy
mindségi ekvivalencia 4ll fenn a sajét drui és
a védjegyjogosult arui kozétt. A BMW-
itéletben lényegében maga a Birdsig is
elismerte, hogy az olyan villalkoz6 részérdl,
aki ,tevékenységét mindségi szinben kivanja
feltintetni” >, jogszerti a mas védjegyének
hasznélata.

81. Mindazonéltal amint arra fentebb emlé-
keztettem (lisd az 59. pontot), ezen itélet
tdrgya, amennyire jelen tigy szempontjibol
relevians, a BMW miérkdja aut6k javitdsdnak
elvégzésére vonatkozott. A vdllalkozé tevé-
kenységének tdrgyai tehdt olyan druk voltak,
amelyek jogszerfien viselték magukon a
BMW markat; az a ,mindségi sz{n”, amelyre
tevékenységénelk tdrgya dltal a vallalkozd
szert tett, nem volt jogszeriitlennek tekint-
hetd, mert azt a tényt tiikrozte, hogy képes
olyan termékeket javitani, amelyek mingsé-
gét a BMW védjegy jelenléte garantdlja.

82. Jelen tigyben viszont az LA éltal végzett
borotvapenge-gyértasi tevékenység mér befe-
jez&dott abban az idépontban, amikor kézli
azt az informéciét, hogy ezen pengék hasz-
ndlhaték a Gillette borotvanyelekkel. Ennél-
fogva a két dru kozéiti kompatibilitasnak
nem kellene hatdssal lennie az LA pengék
mindségének a fogyasztdk részérdl torténd

21 — Lésd a fent hivatkozott BM\V-ftélet 53. pontjit.

értékelésére. Amennyiben viszont a védjegy
emlitése azt a benyomdst kelti a fogyasztdk-
ban, hogy a két kiilonbsz6 tipusi penge
mindsége azonos, akkor Ggy kellene tekin-
teni, hogy nem teljesiilt a jogszerii felhasz-
néldsok tiszteletben tartdsdnak feltétele.

83. A nemzeti birdsdg feladata tehat annak
megdllapitisa, hogy a Gillette markinak az
LA pengék csomagoldsdn vald feltiintetése a
potencidlis vdsdrlok szdmdra csupdn azt az
informdciét nydjtja, hogy az LA pengéket
rogziteni lehet a Gillette nyelekre, mert
foglalataik kompatibilisek egymadssal, vagy
pedig a vdsdrlok azt hihetik, hogy az LA
pengék ugyanolyan vigasi tulajdonsigokkal,
vagyis azonos minéséggel rendelkeznek,
mint a Gillette pengék.

84. E célbdl a nemzeti birésignak ,atfogd,
minden vonatkozé tényezét figyelembe vevd”
vizsglatot kell végeznie.?* A Birésag ezt
kovetelte meg az dsszetéveszthetdség értéke-
lésének mddjaval kapcsolatban, hogy beha-
tirolja a védjegyjogosultat a 89/104 irdnyelv
5. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmé-
ben megilletd kizdrélagos jog terjedelmét.
Mivel azonban az {izleti tisztesség feltételé-

22 — A Bivésdg C-425/98. sz. Marca Mode-iigyben 2000. jinius
22-¢6n hozott f{téleténck (EBHT 2000, 1-4861. 0.} 40. pontja.
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nek meghatdrozasa elkeriilhetetlentil hatdssal
van e kizdrélagos jog terjedelmére, hiszen
tobbé-kevésbé korlatozza, Ggy vélem, hogy az
e feltétel nemzeti birdsdg dltal elvégzett
értékelésének is meg kell felelnie az imént
kimondott kritériumnak, 2

85. A fentiek alapjan azt javasolom tehit,
hogy a Birésdg vilaszolja azt a el8zetes
dontéshozatalra el8terjesztett negyedik kér-
désre, hogy egy piaci szerepl§ a gazdaségi
tevékenység korén beliili ,lzleti tisztességet”
tiszteletben tartva jar el, amennyiben maés
védjegyének felhasznaldsakor nem kelti azt a
benyomdst, hogy kereskedelmi kapcsolat 4ll
fenn kozte és a védjegyjogosult kozott, és
nem szérmazik jogosulatlan haszna e védjegy
megkiilonboztets képességébdl vagy ismert-
ségéb6l. Az, hogy egy piaci szerepld is
forgalmaz ilyen drukat, és ezeken feltiinteti
mds védjegyét, nem jelenti sziikségszertien,
hogy azt éllitan4, hogy minGségi megfelelés
all fenn a sajat drui és a védjegyjogosult drui
kozott. A piaci szerepld megatartdsat ugyan-
akkor 4tfogd, az 6sszes vonatkozé tényezt
tekintetbe vevé értékelésnek kell alavetni.

23 — Emlékeztetek rd in limine, hogy ugyanezt a megkozelitést
alkalmazta a Bir6sdg a médositott 84/450 irdnyelvben foglalt
feltételek teljesiilésének vizsgdlata sordn, mikor megallapi-
totta, hogy e célbél ,a vitatott reklam dtfogé megjelendsét kell
tekintetbe venni” (ldsd a Biroség C-112/99. sz. Toshiba
Europe-iigyben 2001. oktdber 25-én hozott itéletének
[EBHT 2001,, I-7945. o.] 60. pontjat).

I-2360

Az otodik kérdésrdl

86, Otodik kérdésével a nemzeti birdsig
lényegében azt kérdezi, hogy a harmadik
személy védjegye haszndlatdnak jogszerdisé-
gét befolyédsolja-e az a tény, hogy az a piaci
szerepl6, aki a védjegyet sajit drujin feltiin-
teti, maga is értékesit ilyen tipusi 4rut, azzal
egyiitt, amelyhez az eldbbit hasznalni kell.

87. Ugy vélem, ahhoz, hogy e kérdésre
vélaszolni tudjunk, két killénbéz6 aspektust
kell elkiiloniteniink, amelyek koziil az egyik a
sziikségesség feltételéhez, a mésik pedig az
Jizleti tisztességhez” kapcsolddik, amelyeket
az eldzetes dontéshozatalra elGterjesztett
harmadik és negyedik kérdés elemzése sordn
vizsgaltam.

88. Ami az elsé aspektust illeti meg kell
allapitani, hogy ha elfogaddst nyert volna a
sziikségesség feltételének a Gillette 4ltal
javasolt gazdasigi megkozelitése, akkor
annak a ténynek, hogy az LA a pengéken
kiviil borotvanyeleket is értékesit, amelyek a
lehetséges rendeltetések egyikét alkotjék, a
feltétel vonatkozdsdban kételyeket kellett
volna keltenie, mert az LA éltal forgalmazott
borotvanyelek tulajdonosainak kérében a
Gillette védjegyeinek emlitése nélkil is
mindenképpen lenne piaci kereslet az LA
pengékre.
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89. Mivel ugyanakkor a fent bemutatott
indokok alapjan arra a kovetkeztetésre jutot-
tam, hogy a szitkségesség feltétele teljesiil, ha
mds védjegyének a sajit drun térténd fel-
tiintetése képezi az egyetlen médjat annal,
hogy a fogyasztdkat teljesen tdjékoztassak az
aru lehetséges alkalmazdsairol, dgy vélem, a
védjegyhaszndlat jogszer{iségének értékelését
nem befolydsolja az a tény, hogy a harmadik
személy olyan terméket is értékesit, amely az
azon dru egyik lehetséges rendeltetését
alkotja, amelyen mds védjegye feltiintetésre
keriilt.

90. Ami pedig az ,lizleti tisztességhez” kap-
csolddé aspektust illeti, arra a megjegyzésre
szoritkozom csupdn — csatlakozva az Egye-
stilt Kirdlysighoz, Finnorszighoz, valamint a

V — Végkovetkeztetések

Bizottsaghoz —, hogy a vizsgilt kérdés
kapcsdn a bemutatott tényez$, ha mégoly
lényeges is, csupan egyike azon tényezdknek,
amelyeket a nemzeti birésagnak tekintetbe
kell vennie annak értékelése sordn, hogy a
védjegy harmadik személy 4ltali haszndlata
az emlitett felhasznaldsok tiszteletben tarti-
sdval valdsul-e meg.

91. Ennélfogva azt javasolom, hogy a Birdsag
az 6t6dik kérdésre azt a valaszt adja, hogy az
a tény, hogy az a piaci szerepld, aki mds
védjegyét tiinteti fel sajat drujan, olyan tipusd
drut is forgalmaz, amelyikkel egyiitt az elsét
hasznélni kell, fontos tényezé a védjegyhasz-
ndlat jogszertiségének értékelése sordn, de
nem maédositja ezen értékelés kritériumait.

92. A fenti megfontoldsok fényében azt javasolom, hogy a Biréség az aldbbi
vélaszokat adja a Korkein oikeus 4ltal el6zetes dontéshozatal céljabdl eléterjesztett

kérdésekre:

1) Mivel a 89/104 irdnyelv 6. cikke (1) bekezdése c) pontjénak alkalmazasa céljabél
csupdn azt kell meghatdrozni, hogy harmadik személy védjegyének feltiintetése
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szlikséges-e az dru (vagy szolgaltatds) rendeltetésének jeloléséhez, és hogy ez
nem kelt-e HsszetéveszthetSséget az dru eredetére vonatkozdan, a védjegyhasz-
nalat megengedhetdségének megitélésére vonatkozé feltételek nem killonboz-
nek aszerint, hogy alaptermékrél, tartozékrdl vagy alkatrészrél van-e szd.

A védjegynek a nem védjegyjogosult harmadik személy altali hasznalata aklkor
sziikséges az e személy éltal forgalmazott termék rendeltetésének jelzésére, ha
ez a hasznélat az egyetlen rendelkezésre 4ll6 eszkoz arra, hogy a vésarloks-
zOnséget érthetden és teljes korlien tdjékoztassik a termék rendeltetésérdl,

Egy piaci szereplé a gazdaségi tevékenység korén belili ,uzleti tisztességet”
tiszteletben tartva jar el, amennyiben més védjegyének felhasznaldsakor nem
kelti azt a benyomdst, hogy kereskedelmi kapcsolat all fenn kozte és a
védjegyjogosult kozdtt, és nem szdrmazik jogosulatlan haszna e védjegy
megkiilonboztetd képességébdl vagy ismertségébdl. Az, hogy egy piaci szerepld
is forgalmaz ilyen drukat, és ezeken feltiinteti mds védjegyét, nem jelenti
sziikségszertien, hogy azt dllitand, hogy minéségi megfelelés 4ll fenn a sajat arui
és a védjegyjogosult drui kozott. A piaci szereplé magatartasat ugyanakkor
atfogd, az 6sszes valamennyi vonatkozé tényezét tekintetbe vevd értékelésnek

kell alavetni.

Az a tény, hogy az a piaci szerepld, aki mds védjegyét tiinteti fel sajat drujan,
olyan tipust 4rut is forgalmaz, mint amelyikkel egyiitt az els6t hasznalni kell,
fontos tényezd a védjegyhasznélat jogszer(iségének értékelése sordn, de nem
médositja ezen értékelés kritériumait.
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